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APPELANTE

SA. SOCIETE DOLLFUSMIEG ET CIE DMC
en la personne de ses repr ésentants légaux

ayant son siege 10, avenue Ledru Rollin

75012 PARIS

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués alaCour,
assistée de Maitre Elisabeth BOESPFLUG, avocat au Barreau de Paris, plaidant pour
Nicolas BOESPFLUG, avocat au Barreau de Paris,

INTIMEES

SA.RL. DMC FRANCE LIMITED
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant
ayant son siege 28 HAREFIELDS OXFORD 0X2 8N

(Royaume Uni)
et dont le principal établissement est sis 2, boulevard Richard Lenoir

75011 Paris,

représentée par Méitre Louis-Charles HUY GHE, avoué ala Cour,
assistée de Maitre Christine PFAUDLER, avocat au Barreau de Paris, CI635.

Société DISCO MIX CLUB LIMITED
en la personne de ses repr ésentants légaux
ayant son siege 3 Progress Business Center
Whittle Parkway, Slough,

SLI 6DQ

ANGLETERRE

représentée par Maitre Louis-Charles HUY GHE, avoué ala Cour,
assistée de Maitre Christine PFAUDLER, avocat au Barreau de Paris, CI635.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de I'article 786 du nouveau Code de procédure civile,




I'affaire a été débattue le 9 novembre 2005 , en audience publique les avocats ne sy éant
pas opposés, devant Madame PEZARD, magistrat chargé du rapport.

Cemagistrat arendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame PEZARD, président,
Madame REGNIEZ, conselller
Monsieur MARCUS, consaller

GREFFIER, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD

ARRET:
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par Madame PEZARD, président,

- Sgné par Madame PEZARD, président et par
L.MALTERRE-PAYARD, greffier présent lors du prononce.

La cour est saisie de |'appel interjeté par la société anonyme DOLLFUS MIEG ET CIE
DMC (ci-apres société DOLLFUS) du jugement contradictoire de latroisieme chambre
(3¢ section) du tribunal de grande instance de Paris, en date du 10 février 2004, qui a :

- prononce la déchéance pour inexploitation, & compter du 28 octobre 1999, des droits de
la société DOLLFUS sur lamarque n°94 537 100 "DMC" pour désigner les produits et
servicessuivants: "Locationsd'enregistrements phonographiques, production et location
de films et d'appareils de projection de cinéma ; papier, carton et produits en ces
matieres, non compris dans d'autres classes,photographies,papeterie, adhésifs (matiéres
collantes) pour la papeterie, matiéres plastiques pour emballage « non comprises dans
d'autres classes », cartes a jouer, divertissement, production de spectacles, location de
films, d'appareils de projection de cinéma, organisation de concours en matiere de

divertissement”,
- débouté les parties de leurs autres demandes,

- dit que lejugement devenu définitif sera transmis a I'INPI pour inscription au Registre
national des marques, par le greffier préalablement requis par lapersonne laplusdiligente,

- condamné la société DOLLFUS a payer a chague défenderesse |la somme de 6 000 euros
en application de I'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens ;

* *

Il convient de rappeler que la société DOLLFUS exerce ses activités dans le domaine de
laproduction de fils et de tissus ains que dans le domaine des loisirs créatifs ;

La société DOLLFUS est titulaire de nombreuses marques parmi lesquelles :

la marque dénominative "DMC" déposee le 12 mars 1986,
enregistrée sous le n°l 346 322, régulierement renouvel ée,
pour désigner notamment les produits et services suivants :
"Filés, retors, fils, lacets, rubans, dentelles, tulles, tissus et
articles depassementerie, de broderie et de bonneterie, en
coton, soig, lin, laine, jute, ramie, chappe, rayonne, fibranne,
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nylon et autres matiérestextiles, en or, argent, finset similis
et autres métaux quelconques, quelles que soient les
combinaisons de ces divers produits entre eux et quelles que
soient leurs structures et constitution, deslivres, imprimés et
ouvrages de dames de tous genres. Traitement de
matériaux : services rendus au cours du processus de
fabrication d'un produit quelcongque, broderie, couture,
teinturerie, découpage. Services de préservation au cours
duquel I'objet subit un changement : teinture de tissus ou
vétements, traitement de tissus contre les mites,
imperméabilisation des tissus, reliure de documents.
Services divers. Accompagnement en SoCiété, travaux
d'ingénieur, consultations professionnell es, établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires,
imprimerie",

lamarque semi-figurative "DMC", déposée le 22 septembre
1994, enregistrée sous le n°94 537 100, renouvel ée en date
du 8 juillet 2004, pour désigner notamment les produits et
services suivants :

"Papier, carton et produits en ces matiéres, non compris
dans d'autres classes ; produits de I'imprimerie ; articles
pour reliures; photographies; papeterie, adhésifs (matiéres
collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les
artistes ; pinceaux ; machines a écrire et articles de bureau
(2 l'exception des meubles), matériel d'instruction ou
d'enseignement (a I'exception des appareils) ; matiéres
plastiques pour I'emballage (non comprises dans d'autres
classes) ; cartes a jouer ; caracteresd'imprimerie; clichés.
Publicité, gestion desaffairescommerciales; administration
commerciale ; travaux de bureau. Distribution de
prospectus, d'échantillons. Services d'abonnement de
journaux pour des tiers. Conseils, informations ou
renseignements d'affaires. Comptabilité. Reproduction de
documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers
informatiques.  Organisation dexpositions a buts
commerciaux ou de publicite. Education ; formation ;
divertissement ; activités sportives et culturelles ; Edition de
livres, de revues. Préts de livres. Dressage d'animaux.
Production de spectacles, de films. Agences pour artistes.
Location de films, denregistrements phonographiques,
d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors
dethéétre. Organisation de concoursen matiéred'éducation
ou de divertissement. Organisation et conduite de colloques,
conférences, congres. Organisation d'expositions a buts

culturelsou éducatifs™ ;

Lasociété DOLLFUS aincorporé le terme DM C dans sa dénomination sociale depuis le
28 mai 1980 et utilisé ce nom commercia depuis le début du XI1X®™ siecle ; elle affirme
également avoir réservé les noms de domaine «dmc.com», «dmc.fr» et «dmec-cw.con,
depuis respectivement les 26 octobre 1989, 23 aolt 1996 et 13 novembre 1997 ; ces
adresses permettent d'accéder a son site Internet sur lequel elle propose a la vente divers

produits et services ;

Ayant relevé que lasociété de droit anglaisDISCO MK CLUB LIMITED (ci-aprés société
DISCO) avait déposé une marque communautaire"DMC" |e 14 octobre 1996, elle aformé
opposition aupres de I'OHMI sur la base de ses marques nationales antérieures ;
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Lasociété DOLLFUS a constaté ultérieurement que cette méme société DISCO offrait a
la vente sur un site Internet «dmecworld.com» des vétements siglés "DMC", qu'elle
immatriculait le 7 avril 1997 un de ses établissements sous la dénomination sociale DMC
FRANCE LTD, gu'elle avait ouvert une boutique aParis al'enseigne "DMC DJ SHOP"
pour vendre des vétements, et qu'enfin, elle avait enregistré le nom de domaine «dmc-
france.fr» pour commercialiser ces mémes produits ;

C'est ains que la société DOLLFUS MIEG ET CIE DMC a assigné, par actes des 30
novembre et 3 décembre 2001, les sociétés DMC FRANCE LIMITED et DISCO MLX
CLUB LIMITED en contrefagon de marques, atteinte asadénomination sociale, ason nom
commercia et a ses noms de domaine, ainsi qu'en concurrence déloyale ;

Dans ses dernieres conclusions signifiées en date du 28 septembre 2005, la société
anonyme DOLLFUS MIEG ET CIE DMC, appelante, prielacour de :

- infirmer lejugement entrepris,

- direles sociétés DISCO et DMC FRANCE irrecevables et mal fondées en leur demande
reconventionnelle en déchéance de ses droits sur une partie de la marque semi-figurative
"DMC" n°94 537 100 et les en débouter,

- direqueles sociétés DISCO et DMC FRANCE ont commis des actes de contrefacon des
marquesn® 1 346 322 et n°94 537 100 dont elle est propriétaire, au sensdel'articleL.713-3
du Code de la propriété intellectuelle, ou atout le moins qu'elles ont porté atteinte ala
margue de renommeée "DMC" n°1.346.322 qu sens de l'article L.713-5 du Code de la
propriété intellectuelle,

- direquelessociétés DISCO et DM C FRANCE ont porté atteinte a son nom commercial,
a sa dénomination sociale et a ses noms de domaine et qu'elles ont commis des actes de
concurrence déloyale a son égard,

- dire en tout état de cause que les sociétés DISCO et DMC FRANCE ont commis des
actes de parasitisme a son égard,

- fare interdiction aux sociétés DISCO et DMC FRANCE d'utiliser la dénomination
"DMC" sous quelque forme, de quelque maniere et aquel quetitre que ce soit, directement
ou indirectement, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée a compter de la
signification de la décision a intervenir,

- ordonner alasociété DM C FRANCE de modifier sa dénomination sociale et d'effectuer
toute inscription au Registre du commerce et des soci étés sous astreinte de 2 000 euros par
jour de retard a compter de la signification de la décision aintervenir,

- ordonner a la sociééé DMC FRANCE de modifier son nom commercial "DMC
FRANCE" ou "DMC" et deffectuer le cas échéant toute inscription au Registre du
commerce et des sociétés sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard a compter de la
signification de la décision a intervenir,

- ordonner a la société DMC FRANCE de détruire I'enseigne "DMC DJ SHOP" de sa
boutique sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard a compter de la signification de
la décision aintervenir,

- ordonner aux sociétés DISCO et DMC FRANCE de radier leurs noms de domaine
respectifs «dmecworld.com» et «dmc-france.fr» sous astreinte de 2 000 euros par jour de
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retard a compter de la signification de la décision aintervenir,

- condamner solidairement les sociétés DISCO et DMC FRANCE alui verser la somme
de 150 000 euros en réparation du préudice du fait des actes de contrefagon de marques
ou atout le moins du fait de |'atteinte a samargue de renommeée,

- condamner solidairement les sociétés DISCO et DMC FRANCE alui verser la somme
de 150 000 euros en réparation de l'atteinte portée a son nom commercial, a sa

dénomination sociale et a ses noms de domaine et des actes de concurrence déloyale, ou
adéfaut en réparation des actes de parasitisme,

- ordonner la publication de la décision a intervenir dans 5 journaux ou revues, dont le

JOURNAL DU TEXTILE, de son choix, et aux frais solidaires des sociétés DISCO et DMC
FRANCE, le co(it total de ces publications ne pouvant excéder |la somme de 50 000 euros

H.T.,

- direles sociétés DISCO et DMC FRANCE irrecevables et mal fondées en leur demande
de dommages et intéréts formée a son encontre et les en débouter,

- condamner solidairement les sociétés DISCO et DMC FRANCE alui verser la somme

de 20 000 euros en application de |'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ains
gu'aux entiers dépens de premiére instance et d'appel ;

Lasociétédedroit anglaisDMC FRANCE LIMITED, intimée, demande alacour dans ses
derniéres conclusions signifiées en date du 23 juin 2005, de :

- dire infondé I'appel interjeté par la société DOLLFUS,

- débouter en conséquence la société DOLLFUS de l'intégralité de se demandes,
- confirmer lejugement déféré en toute ses dispositions,

Y goutant,

- constater que I'appel interjeté par la société DOLLFUS est abusf,

- condamner la société DOLLFUS averser lasomme de 150 euros atitre d'amende civile
en application de |'article 559 du nouveau Code de procédure civile,

- condamner la société DOLLFUS a lui verser la somme de 20 000 euros a titre de
dommages et intéréts en application des dispositions de |'article 1382 du Code civil,

- condamner lasociéé DOLLFUS alui verser lasomme de 8 000 euros atitre d'indemnité

en application des dispositionsdel'article 700 du nouveau Code de procédurecivile, ainsi
gu'aux entiers dépens ;

Dans ses dernieres conclusions signifiées en date du 24 décembre 2004, la société de droit
anglais DISCO MLX CLUB LIMITED, intimée, prielacour de:

- dire infondé I'appel interjeté par la société DOLLFUS,
- débouter en conséquence la société DOLLFUS de I'intégralité de se demandes,

- confirmer lejugement déféré en toute ses dispositions,
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Y goutant,
- constater que I'appel interjeté par la société DOLLFUS est abusif,

- condamner lasociété DOLLFUS averser la somme de 150 euros atitre d'amende civile
en application de |'article 559 du nouveau Code de procédure civile,

- condamner la société DOLLFUS a lui verser la somme de 20 000 euros a titre de
dommages et intéréts en application des dispositions de I'article 1382 du Code civil,

- condamner lasociété DOLLFUS alui verser lasomme de 8 000 euros atitre d'indemnité
en application des dispositions del'article 700 du nouveau Code de procédurecivile, ains
gu'aux entiers dépens ;

CELA ETANT EXPOSE

SUR LA DECHEANCE DE LA MARQUE "DMC" N°94 537 100

Considérant que la société DOLLFUS critique le jugement déféré en ce qu'il a prononcé
ladéchéance partielle de samarque semi-figurative "DM C" n°94 537 100 aux motifs que,
selon elle la déchéance de samarque ne pouvait étre prononcée avant le 24 février 2000,
soit cing années apresladated 'enregistrement deladitemarque, qu' elle exploitelamarque
en cause, depuis 1996, pour les produits visés par la demande de déchéance, a savoir non
seulement de nombreux produitsen papier, en carton et en plasti que ou des photographies,
parmi lesquelsdeslivres, des catalogues et des brochures, mais encore des CD-ROM's et

un disque ;

Considérant queles soci étésintimeées sollicitent laconfirmation du jugement ; qu'el lesfont
valoir, al'appui de leur demande, que la société DOLLFUS ne rapporterait pas lapreuve
de I'exploitation de samarque "DMC" n°94 537 100 pour les produits et services pour
lesquel s|a déchéance a été prononcée par les premiersjuges ; gu'elles gjoutent que ladate
alaguelle doit produire effet 1a déchéance de lamarque est le 28 octobre 1999, soit-cing
années apres sapublication ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle,
"encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs,
n'en a pasfait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans |'enregistrement,
pendant une période ininterrompue de cing ans', "'la déchéance [pouvant] étre demandée
en justice par toute personne intéressee™ et "la preuve de I'exploitation [incombant] au
propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée™ ;

Que la société appelante ne démontre aucunement exploiter la marque "DMC"
n°94 537 100 pour des "adhésifs (matiéres collantes) pour la papeterie ; cartesajouer” ;

Qu'ainsi que I'a noté a juste titre le tribunal, I'exploitation de la marque "DMC"
n°94 53 7 100 pour désigner deslivres, descatal ogues et desbrochures ne saurait concerner
les"papier, carton et produits en ces matieres, papeterie”, au sens de I'enregistrement de
la marque, quand bien méme ils en sont les composants, car un tel emploi releve de
I'édition ou de la distribution de livres ; gu'il n'en va cependant pas de méme de
1" exploitation deladite marque pour désigner des patrons et des étiquettes, | esquel sfigurent
notamment dans un catalogue "DMC - COLLECTION BRODERIE - 1999", versé aux
débats par lasociété DOLLFUS ; que cette derniére constatation suffit adémontrer un acte
sérieux d'exploitation de la marque en cause pour les "papier, carton et produits en ces

matiéres, papeterie” ;

Considérant en revanche que la société DOLLFUS ne rapporte pas la preuve d'une
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exploitation sérieuse de ladite marque pour les autres produits et services visés par la
demande en déchéance ;

Qu'en effet, lavente de cadres en plastique revétus de lamarque semi-figurative "DMC"
ne vaut pas exploitation de cette derniére pour les "matiéres plastiques pour emballage"
dés lors que le signe désigne les produits eux-mémes et non lamatiere les composant ;

Quelareproduction, dans|le catalogue, de photographi es de divers produits commercialisés
sous la marque "DMC" n°94 537 100 ne vaut pas exploitation de celle-ci pour les
"photographies’ danslamesure ou ellesnefont qu'illustrer ledit catalogue et n'en sont pas

détachables ;

Qu'enfin, contrairement al'argumentation del'appel ante, lavente d'un CD-ROM consacré
au point de croix et lacommerciaisation d'un phonogramme reproduisant des morceaux
de musique classique sous lamarque semi-figurative "DMC" ne constituent pas des actes
d'exploitation des services : "Locations d'enregistrements phonographiques, production
et location de films et d'appareils de projection de cinéma ; divertissement, production de
spectacles, location de films, d'appareils de projection de cinéma, organisation de
concours en matiére de divertissemenf ;

Qu'en conséquence, il y alieu de confirmer le jugement entrepris mais uniquement en ce
gu'il aprononcé la déchéance partielle des droits de la société DOLLFUS sur lamarque
semi-figurative "DMC" n°94 537 100 pour inexploitation des produits et services
suivants : "Locations d'enregistrements phonographiques, production et location de films
et d'appareils de projection de cinéma ; photographies, adhésifs (matiéres collantes) pour
la papeterie, matiéres plastiques pour emballage non comprises dans d'autres classes,
cartes a jouer, divertissement, production de spectacles, location de films, d'appareils de
projection de cinéma, organisation de concours en matiere de divertissemenf ; que la
société DOLLFUS conservera en revanche ses droits sur ladite marque pour ce qui
concerne les "papier, carton et produits en ces matiéres, papeterie” ;

Qu'au surplus, le jugement sera réformé quant a la date a laguelle il a prononcé la
déchéance des droits de la société DOLLFUS sur lamarque en cause ; qu'il convient en
effet, en conformité avec I'article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle et une
jurisprudence constante sur ce point, de prononcer ladite déchéance a compter de cing
années apres la date de publication de I'enregistrement de ladite marque (BOPI n°95/08
du 24 février 1995), soit a compter du 24 février 2000 ;

SUR LA CONTREFACON DES MARQUES "DMC" N°| 346 322 ET 94 537 100

Considérant que la société DOLLFUS sollicite I'infirmation du jugement entrepris en ce
gu'il a rejeté sa demande au titre de la contrefacon de ses marques "DMC" sur le
fondement de l'article L.713-3 du Code de lapropriété intellectuelle ; qu'elle soutient, a
1" appui de saprétention, quelessignes utilisés par |es sociétésintimées, asavoir lamarque
communautaire "DMC", ladénomination sociale "DMC FRANCE LIMITED", les noms
commerciaux "DMC", "DMC UK" et "DMC FRANCE", I'enseigne "DMC DJ SHOF",

ans que les noms de domaine «dmcworld.com» et «dme-france.fr», reproduiraient sa
marque"DMC" n° 1 346 322 et I'élément nominal de samarque semi-figurative"DMC"

n°94 537 100, peu important que leur soient adjoints d'autres éléments dans lamesure ou

ceux-ci n'altérent en rien le caractére distinctif de ses marques ; qu'elle goute que les
produits que les sociétés intimées désignent par |'utilisation du signe "DMC" seraient

similairesaux produits pour lesquel selle adéposé ses propres marques et quelarenommeée
de ses marques accroitrait le risque de confusion pour le consommateur moyen quant a
['origine de ces produits ;

Considérant que les sociétés DMC FRANCE et DISCO sollicitent quant a elles la
confirmation dujugement déféré sur ce point ; qu'elles font valoir que |'appréciation du
risqgue de confusion entre les signes litigieux doit étre globale, que celle-ci ne peut
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gu'aboutir au rejet de tout constat de similitude entre les signes en litige, notamment en
raison desoriginesdu signe"DMC" qu'elles utilisent (lasociété DISCO MLX CLUB), de
leur nationalité anglaise parfaitement claire pour le public gréce au terme "LTD", dela
prononciation al'anglaise de leur signe "DMC", et des logos qui complétent les signes
litigieux ; qu'elles arguent également du fait que les produits des sociétés en cause ne sont
pas similaires, que lesdites sociétés ne sadressent pas alaméme clientele et qu'elles ne
sont pas dans une situation de concurrence ; que lasociété DISCO fait en outre remarquer
gue la procédure d'examen de la marque communautaire "DMC" gu'elle a déposée est
actuellement pendante devant I'OHM I, et quelacour nesaurait en conséquencel'évoquer ;

Considérant que lasociété DISCO adéposé e 14 octobre 1996, sous e n°000 357 566, une
demande de marque communautaire portant sur lesigne"DMC" ; que cette demande afait
I'objet d'une opposition formée par |a société appelante en date du 5janvier 1999, sur le
fondement notamment de ses marques frangaises "DMC" n°l 346 322 et n°94 537 100 ;
gue cette procédure est actuellement pendante devant I'OHMI ; gu'il convient en
conséguence de surseoir a statuer sur la demande en contrefacon de la société DOLLFUS
al'encontre de ladite marque communautaire "DMC" ;

Qu'il y alieu enrevanche d'examiner si I'utilisation du signe "DMC", indépendamment
de son usage a titre de marque, par les sociétés DISCO et/ou DMC FRANCE est
constitutive de contrefagon des marques frangaises "DM C"n°| 346 322 et 94 537 100 au
sens de l'article L.713-3 du Code de lapropriétéintellectuelle ;

Sur la contrefacon de lamarque dénominative "DMC" n°l 346 322

Considérant gu'il n'est pas contesté que les sociétés DM C FRANCE et/ou DISCO utilisent
la dénomination sociale "DMC FRANCE LIMITED", les noms commerciaux "DMC",
"DMC UK" et "DMC FRANCE", I'enseigne "DMC DJ SHOP", ainsi que les noms de
domaine «dmecwor|d.com» et «dmc-france.fr» ; que ces signes reproduisent intégralement
lamarque"DMC" n° 1 346 322, danslamesure ou les é éments qui sont adjoints au terme
"DMC" dans les signes seconds n'en altérent pas le pouvoir distinctif ;

Que cependant, les sociétés DISCO et DMC FRANCE, qui exercent leurs activités dans
le domaine de la musique éectronique, du rap et du hip hop, et sadressent-plus
particulierement aux dises-jockeys(DJ's) professionnelsou amateurs, ne commercialisent
aucun produit ou service qui soit identique ou similaire aux produits ou services visésdans
le dépdt delamarque"DMC" n° 1346 322 ;

Qu'en effet, et contrairement al'argumentation de I'appel ante sur ce point, les vétements
commercialisés par les sociétés intimées ne sauraient étre similaires aux "tissus et articles
de passementerie, de broderie et de bonneterie[...] en matierestextiles” ; que d'ailleurs,
la destination, la clientéle et les réseaux de distribution correspondant a chacun de ces
domaines d'activité sont manifestement distincts ; que cette absencede similarité entreles
produits ne saurait étre compensée par larenommeée de lamarque "DMC" n°l 346 322,
laquelle ne sexerce en tout état de cause que dans le domaine d'activité spécifique de la
société DOLLFUS, tres différent de celui des sociétés DISCO et DMC FRANCE ;

Qu'en conséguence, la société DOLLFUS ne rapportant pas la preuve d'un risque de
confusion pour le consommateur d'attention moyenne quant a l'origine des produits en
cause, elle sera déboutée de sa demande en contrefacon de ce chef; que le jugement sera
également confirmeé sur ce point ;

Sur la contrefacon de la marque semi-figurative n"94 537 100

Considérant, ainsi qu'il vient d'étre exposé, que les sociétés DMC FRANCE et/ou DISCO
utilisent la dénomination sociae "DMC FRANCE LIMITED", les noms commerciaux
"DMC", "DMC UK" et "DMC FRANCE", I'enseigne "DMC DJ SHOP", ainsi que les
noms de domaine «dmcworld.com» et «dmc-francefr» ; que ces signes, qui reproduisent

L
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I'élément nominal et distinctif de lamarque semi-figurative n°94 537 100, constituent une
imitation de celle-ci dans la mesure ou les éléments adjoints au terme "DMC" dans les
signes seconds ne font que qualifier le territoire national visépar |'activité, ou lanature du
service proposeé, ou encore celle de la société en cause

Que cependant, il convient derelever quelasociété DOLLFUS aété partiellement déchue
de ses droits sur lamarque semi-figurative "DM C" n°94 537 100, a compter du 24 février
2000, pour inexploitation des produits et services suivants : "Locations d'enregistrements
phonographiques, production et location de films et d'appareils de projection de cinéma
; photographies, adhésifs (matiéres collantes) pour |a papeterie, matiéres plastiques pour
emballage non comprisesdansd'autresclasses, cartesajouer, divertissement, production
de spectacles, location de films, d'appareils de projection de cinéma, organisation de
concours en matiére de divertissement ;

Qu'en conséguence, en ce qui concerne la période postérieure au 24 février 2000, il ne
saurait étre contesté queles sociétésintiméesn'ont commercialisé aucun produit ou service
qui soit identique ou similaire aux produits ou services visés par lamarque semi-figurative
"DMC"n°94 537 100;

Que, pour ce qui concerne la période antérieure au 24 février 2000, quand bien méme
certains des produits et services proposés par les sociétés DISCO e¢ DMC FRANCE
pourraient étre qualifiés de similaires par nature a ceux visés par la marque "DMC"
n°94 537 100, notamment les appareils pour lareproduction du son, les phonogrammes et
les services de divertissement, la société DOLLFUS ne saurait se prévaloir d'un
guel congue risque de confusion dans |'esprit du consommateur d'attention moyenne quant
al'origine de ces produits dans la mesure ou €lle-méme n'en ajamais commercialisés, ni
n'ajamais exploité sa marque n°94 537 100 pour en désigner ; qu'en tout éat de cause, la
renommeée de la société DOLLFUS n'est pas suffisante pour attester de I'existence d'un
tel risque de confusion ;

Qu'en conséquence, la société DOLLFUS ne rapporte pas la preuve d'une quelconque
contrefacon de samarque semi-figurative"DM C" n°94 537 100 au sensdel'articleL.713-
3 du Code de la propriété intellectuelle ; que le jugement sera également confirmé sur ce

point ;

SURL'ATTEINTE A LA MARQUE DE RENOMMEE "DMC" N°| 346 322

Considérant que |a société appelante critigue le jugement entrepris de l'avoir déboutée de
sademandesur lefondement del'articleL.713-5du Codedelapropriétéintellectuelle aux
motifs que samarque "DMC" n° 1 346 322 serait de renommee, tant en raison de lapart
demarchéqu'elledétient, que de sonintensité, de son étendue géographique ou deladurée
de son usage, que la ssimple existence de I'activité de vente de vétements des sociétés
DISCO et DMC FRANCE porterait atteinte alarenommée de lamarque en cause, quela
seule exploitation injustifiée d'une marque de renommée suffit & engager laresponsabilité
deson auteur, quel'exploitation qui est faitedelamarque" DM C" par lessociétésintimées
est denature al'avilir et aternir sonimage, que lesdites sociétés intimées ont tiré profit de
lanotoriété de samarque ;

Considérant que les sociétés DMC FRANCE et DISCO sollicitent quant a elles la
confirmation du jugement ; qu'elles font valoir que si lamarque "DMC" n°| 346 322 est
connue parmi les industriels du textile pour désigner des fils a broder ou atapisser, elle
n'est pas pour autant renommee au sens de l'article L.713-5 du Code de la propriété
intellectuelle, c'est-a-dire connue d'une tres large fraction du public, et n'est donc pas
susceptible d'exercer un pouvoir d'attraction propre, indépendant des produits et services
gu'elledésigne, et que, d'ailleurs, lesigne"DMC" est communément utilisé dans tousles
domaines d'activités commerciales ; qu'elles goutent que, quand bien méme la marque
serait renommeée, elles n‘auraient jamais cherché aen bénéficier, et n'y auraient eu aucun
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intérét compte tenu des milieux particuliérement éloignés dans lesquels chacune des
SoCiétés en litige exerce ses activités, et qu'elles ont di ellessmémes faire d'importants
investissements pour promouvoir leurs produits et services ;

Considérant que l'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que
"I'emploi d'une marquejouissant d'une renommée pour des produits ou services non
similaires a ceux désignés dans |'enregistrement engage la responsabilité civile de son
auteur Sil est de nature a porter préudice au propriétaire de la margue ou si cet emploi
constitue une exploitation injustifiée de cette derniére™ ;

Qu'il n'est pas contesté par les partiesque lamarque"DMC" n° 1 346 322 est une marque
de renommeée pour désigner des fils de mercerie, tant en raison de son ancienneté que de
|'étendue géographi que de son usage et delapart demarché qu'elleoccupe; quelespieces
apportées aux débats attestent par ailleurs qu'elle est connue d'une partie significative du

public concerné par les produits et servicesqu'elle désigne ; gu'ell e est déslorsrenommée
au sens de |'article précité du Code de lapropriétéintellectuelle ;

Quetoutefois, si lessociétésDISCO et DMC FRANCE, d'une part, et DOLLFUS, d'autre
part, exercent leurs activités dans des domainestres différents|'un del'autre, asavoir celui
delamusique éectronique al'attention des DJ's pour les premieres et celui delabroderie
et de lamercerie pour lasecondg, il n'en demeure pas moins que chacune des sociétés en
litige commercialise des vétements, quand bien méme cette activité serait marginale ;

Qu'en dépit du fait que les clientéles auxquelles sont destinés lesdits vétements sont trés
différentes, I'emploi par les sociétés DISCO et DMC FRANCE du signe "DMC" sur des
vétements constitue un obstacle aladiversification d'activités qu'ad'ores et d§a entamée
lasociété DOLLFUS en commercialisant des vétements revétus de samarque ; qu'il sagit
d'un fait distinct de ceux reprochés au titre de la contrefagon et est de nature a porter
préudice alasociété DOLLFUS ;

Que le préjudice que la société DOLLFUS a subi de ce fait sera entiérement réparé par
I'allocation d'une somme de 15.000 euros atitre de dommages et intéréts ; que les sociétés
DISCO et DMC FRANCE seront condamnées in solidum alui verser ladite somme ; que
lejugement serainfirmé de ce chef ;

SURL'ATTEINTE A LA DENOMINATION SOCIALE DE LA SOCIETE DOLLFUS

Considérant que la société DOLLFUS critique lejugement entrepris de I'avoir déboutée
de sa demande sur le fondement de |'atteinte a sa dénomination sociale ;

Mais considérant, ains quel'arelevé gjustetitre letribunal, que la dénomination sociale
del'appelante est "DOLLFUS MIEG ET CIE DMC" ; que ladénomination litigieuse est
"DMC FRANCE LIMITED" ; que, compte tenu notamment de la différence de domaines
d'activités des deux sociétés, la seule reprise de I'élément "DMC", qui n'est pas
prépondérant dansladénomination del'appel ante, n'est pasde nature asusciter le moindre
risque de confusion ; que lejugement sera confirmé sur ce point ;

SUR L'ATTEINTE AU NOM COMMERCIAL

Considérant que la société DOLLFUS critique encore le jugement déféré de l'avoir
déboutée de sa demande sur le fondement de I'atteinte a son nom commercial ;

Considérant que les intimées font valoir, pour sopposer a cette critique, qu'elles utilisent
en Francele nom commercial "DMC FRANCE LTD" et qu'elles ne sont pas en situation
de concurrencevis avis delasociété DOLLFUS dans lamesure ou elles opérent dans des
domaines d'activités trés distincts ;
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Considérant que les premiersjuges ont justement observé que le nom commercia n'est
protégé que dans le secteur économique dans lequel il est exploité ; qu'il convient de
constater quelasoci été appel ante commelasociété DM C FRANCE utilisent atitredenom
commercia lesigne"DMC" ; que notamment, cette utilisation, mémeponctuelle, dusigne
"DMC" par I'intimée est révélée sur le site Internet qu'elle exploite ;

Qu'au vu des développements qui précedent, il ne peut étre contesté que les sociétés en
litige commercialisent chacune des vétements ; qu'il en résulte que malgré le fait que ces
sociétés visent des clientél es différentes, elles demeurent irrémédiablement en concurrence
sur ce marché ; que cette activité commune est susceptible a elle seule de créer un risque
de confusion dans |'esprit des consommateurs d'attention moyenne quant al'origine des
vétements en cause;

Que, eu égard aux faits de I'espece, la société DOLLFUS sera entierement dédommagée
du préudice qu'elle a subi du fait de I'utilisation du nom commercia "DMC" par la
société DMC FRANCE pour commercialiser des vétements par |'allocation de la somme
de 5000 euros; quelasociété DMC FRANCE seracondamnée alui verser ladite somme;
gue le jugement sera en conséguence infirmé de ce chef;

SURL'ATTEINTE AUX NOMS DE DOMAINE
Considérant quelasociété DOLLFUS sollicitel'infirmation du jugement déféréen cequ'il

arefusé d'admettrel'existence d'une attei nte a ses noms de domai ne «dmec.comy», «dme.fr»
et «dmec-cw.com ;

Mais considérant que la société DOLLFUS nerapporte pas lapreuve de laréservation du
nom de domai ne «dmc-cw.com» ; que sademande ne saurait déslorsprospérer de ce chef;

Quelesintimées exploitent les sites Internet «dmeworld.com» et «dme-france.fr» ; que ces
sites se démarquent nettement des sites exploités par |'appel ante, en particulier du fait de
leur contenu et de leur présentation qui reflétent parfaitement le domaine d'activités dans
lequel les sociétés DMC FRANCE et DISCO exercent, a savoir les prestations a
destination des DJ's et amateurs de musique él ectronique, de rap ou de hip hop ; que ladite
présentation suffit a écarter tout risque de confusion pour le public se rendant sur lesdits
stes ; que l'atteinte aux noms de domaine n'étant pas caractérisée en |'espece, il y alieu
de débouter |a société DOLLFUS de sa demande de ce chef et de confirmer le jugement
sur cepoint ;

SUR LA CONCURRENCE DELOYALE ET LE PARASITISME

Considérant que la société DOLLFUS sollicite I'infirmation du jugement en ce qu'il n'a
pas condamné les sociétés DMC FRANCE et DISCO sur le fondement de la concurrence
déloyale et du parasitisme ; qu'elle soutient, a |'appui de sa demande, que les sociétés
intimées auraient inddment tiré profit de sa notoriété, du pouvoir attractif de la
dénomination "DMC", ainsi que desinvestissementsimportants qu'elle aréalisés pour la
promotion de son activité ;

Considérant que les sociétés DISCO et DMC FRANCE sopposent a cette demande aux
motifs que la société appelante ne ferait pas valoir d'actes distincts de ceux avancés a
['appui de sa demande sur le fondement de la contrefagon, que I'utilisation qu'elles font
dusignelitigieux serait parfaitement | égitimé par leur dénomination socialeet leur origine,
gu'ellesn'auraient pastiré profit ni méme cherché atirer profit delanotoriété delasociété
DOLLFUS, ni bénéficié de ses investissements promotionnels ;
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Considérant que I'utilisation du signe "DMC" par lesintimées se justifie en effet par leur
origine (les initiales de la société DISCO MIX CLUB LTD) ; que, du reste, toutes les
sociétés du groupe présentent une dénomination sociale similaire (DMC + nom du pays
d'implantation) ; gu'en tout état de cause, les premiersjuges ont retenu a bon droit que
I'adjonction du terme "LTD" écartait tout risque de confusion a I'égard de la société
DOLLFUSdéslorsqu'il fat notoirement référence a une société de droit britannique ; que
la cour constate au surplus que de trés nombreuses sociétés frangaises exercent leur
activité, dans des domaines trés variés, sous une dénomination comportant le terme
"DMC";

Quelasociéte DOLLFUSnerapporte paslapreuve de ce queles sociétésintimées auraient
eu la volonte de tirer profit de sa notoriété ; que, bien au contraire, cette volonté est
vraisemblablement inexistante au regard des domaines d'activités respectifs des sociétés

enlitige;

Que la société appelante ne rapporte pas plus la preuve gue les intimées auraient tiré
indOment profit des investissements qu'elle a réalisés pour sa promotion ; que la cour
constate queles sociétés DISCO et DM C FRANCE ne cherchent aucunement abénéficier
des investissements de la société DOLLFUS sur ce point et que la promotion qu'elles
effectuent ne permet en rien de les confondre avec la société appelante ;

Quelademande delasociéte DOLLFUS serare etée comme mal fondée ; quele jugement
sera confirmé sur ce point ;

SUR LA PROCEDURE ABUSIVE

Considérant que les sociétés DISCO et DMC FRANCE sollicitent la condamnation de la
société DOLLFUS pour appel abusif, sur les fondements de l'article 559, al. 1%, du
nouveau Code de procédure civile et de |'article 1382 du Code civil ;

Maisconsidérant qu'ellesnerapportent paslapreuve quel'action aétéintroduite avec une
volonté de nuire, une intention malicieuse ou une erreur équivalente au dol ; que la
société DOLLFUS apu se méprendre sur ses droits ; qu'il ne saurait étre fait droit a une
telle demande ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

SUR LES AUTRES DEMANDES

Considérant gu'eu égard aux développements qui précédent, il sera fait interdiction aux
sociétés DISCO et DMC FRANCE d'utiliser le signe "DMC" pour commercialiser des
vétements, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée acompter delasignification
du présent arrét ;

Qu'il n'y apas lieu d'ordonner lapublication du présent arrét ;

Considérant que I'équité commande en I'espéce de laisser a la charge de chacune des
parties ses fras irrépétibles d'appel ains que de ses entiers dépens de premiére instance
et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il arejeté les demandes de la société
anonyme DOLLFUS MIEG ET CIE DMC sur le fondement de la contrefacon de ses
marques "DMC" n°l 346 322 et n"94 537 100, des atteintes a sa dénomination sociale, a
ses noms de domaine et de la concurrence déloyale et du parasitisme, de lademande des
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sociétés de droit anglais DISCO MIX CLUB LIMITED et DMC FRANCE LIMITED sur
lefondement delaprocédureabusive, et sur 1" application del'article 700 du nouveau Code
de procédure civile ;

L'infirme pour le surplus,
Statuant & nouveau,

Prononce la déchéance partielle des droits de la société anonyme DOLLFUS MIEG ET
CIE DMC sur la marque semi-figurative "DMC" n°94 537 100, a compter du 24 février
2000, pour désigner les produits et services suivants : "Locations d'enregistrements
phonographiques, production et location de films et d'appareils de projection de cinéma ;

photographies, adhésifs (matieres collantes) pour la papeterie, matiéres plastiques pour
emballage non comprisesdansd'autresclasses, cartesajouer, divertissement, production
de spectacles, location de films, d'appareils de projection de cinéma, organisation de
concours en matiére de divertissement™ ;

Sursoit & statuer sur la demande en contrefagon de la société anonyme DOLLFUS MIEG
ET CIE DMC al'encontre de la marque communautaire "DMC", déposée le 14 octobre
1996, sous len°000 357 566;

Condamnein solidum les sociétés de droit anglaisDISCO MLX CLUB LIMITED et DMC
FRANCE LIMITED a payer a la société anonyme DOLLFUS MIEG ET CIE DMC la
somme de 15.000 euros a titre de dommages et intéréts pour atteinte a sa marque de
renommée"DMC" n° 346 322 ;

Condamne la société de droit anglais DMC FRANCE LIMITED a payer a la société
anonyme DOLLFUS MIEG ET CIE DMC lasomme de 5 000 euros atitre de dommages
et intéréts pour atteinte a son nom commercial ;

Fait interdiction aux sociétés de droit anglais DISCO MLX CLUB LIMITED e DMC
FRANCE LIMITED dutiliser lesigne "DMC" pour commercialiser des vétements, sous
astreinte de 100 euros par infraction constatée a compter de la signification du présent
aré ;

Dit que le présent arrét sera transmis al'INPI aux fins de transcription sur le Registre
National des Marques ;

Rejette toute autre demande ;

L aisse a chacune des parties la charge de ses fraisirrépétibles d'appel et de ses dépens de
premiére instance et d'appel ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

//?’f;;xpot"R COPIE CERTIFIEE CONFORME
) .S\ ||| Le Greffier en Chef
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